BUNDESPATENTGERICHT

32 W (pat) 3/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Marke ...

(hier: Kostenfestsetzung)

BPatG 152
08.05



hat der 32. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Viereck und

der Richterin Dr. Kober-Dehm in der Sitzung vom 5. Dezember 2007

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurtickgewie-

sen.

2. Die Widersprechende tragt die Kosten des Beschwerde-

verfahrens.

Grinde

Gegen die am 24. Oktober 2004 angemeldete und am 11. Februar 2005 unter der
Nr. ... fur Waren in den Klassen 29, 30, 31 und 32 in das Markenregister

eingetragene Wortmarke

(veroffentlicht am 18. Marz 2005)
ist u. a. aus der prioritatséalteren deutschen Marke ...

Widerspruch erhoben worden. Der Markeninhaber hat mit einem beim Deutschen
Patent- und Markenamt am 9. September 2005 eingegangenen Schriftsatz die

Einrede der Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke erhoben, welcher der Wider-



sprechenden mit Schreiben des Deutschen Patent- und Markenamts vom
15. September 2005 tUbermittelt worden ist.

Mit Beschluss der Markenstelle fur Klasse 30 vom 6. April 2006 ist der Wider-
spruch aus der Marke ... mangels Glaubhaftmachung der rechtserhal-
tenden Benutzung der Widerspruchsmarke (8 43 Abs. 1 Satze 1 und 2 MarkenG)
zurickgewiesen worden; Glaubhaftmachungsunterlagen seien nicht vorgelegt
worden. AulRerdem sind der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens aufer-
legt worden (gemal 8§ 63 Abs. 1 MarkenG); werde - wie hier - auf eine zulassige
Nichtbenutzungseinrede hin der Widerspruch ohne einen ernsthaften Glaubhaft-
machungsversuch weiterverfolgt, so seien der Widersprechenden die Verfahrens-

kosten aufzuerlegen.

Gegen diesen, an die Widersprechende laut Aktenvermerk am 19. April 2006 als

Einschreiben abgesandten Beschluss ist kein Rechtsmittel eingelegt worden.

Mit Schriftsatz vom 21. August 2006 hat der Markeninhaber Kostenfestsetzung
beantragt und vorgeschlagen, einen Gegenstandswert von 50.000,-- Euro der Be-
rechnung zugrunde zu legen. Demgegentber hat die Widersprechende die An-
sicht vertreten, das wirtschaftliche Interesse des Markeninhabers belaufe sich al-
lenfalls auf 3.000,-- Euro.

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss der Markenabteilung 3.2. vom
13. November 2006, berichtigt mit Beschluss vom 30. Marz 2007, sind die von der
Widersprechenden zu erstattenden Kosten auf 859,80 Euro festgesetzt worden.
Der Regelgegenstandswert fur das Widerspruchsverfahren belaufe sich nach neu-
erer Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auf 20.000,-- Euro. Als notwen-
dige Kosten des Verfahrens seien eine 1,3-Geschéaftsgebiihr (gemaR § 13 RVG
i.V.m. Nr. 2400 VV) in Ho6he von 839,80 Euro sowie Postauslagen (gemal}
Nr. 7002 VV) von 20,-- Euro festzusetzen.



Gegen diesen, an die Widersprechende am 21. November 2006 als Einschreiben
abgesandten Kostenfestsetzungsbeschluss hat die Widersprechende mit einem
beim Deutschen Patent- und Markenamt am 27. November 2006 eingegangenen
Schriftsatz Beschwerde eingelegt. Der Markeninhaber habe die Kosten seiner
Rechtsvertretung selbst verursacht, da im Widerspruchsverfahren keine Vertre-
tungspflicht durch Anwélte bestanden habe. Mithin seien keine Kosten festzuset-
zen. Zudem stelle die Marke ,...“ lediglich den Hinweis auf einen Oko-Markt
dar und unterliege deshalb einem Freihaltebedlrfnis. Das wirtschaftliche Interesse
des Markeninhabers am Schutz dieser Marke sei mit ,Null“ zu bewerten. Jeden-
falls sei die Zugrundelegung eines Gegenstandswerts von 20.000,-- Euro unver-

haltnismaRig.

Der Markeninhaber beantragt,

die Beschwerde der Kostenschuldnerin zurlickzuweisen.

Er halt das Vorbringen der Widersprechenden nicht fir einlassungsféahig.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf den Inhalt der Amts- und Gerichtsakten

Bezug genommen.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist zuldssig, insbesondere auch fristge-
recht eingelegt (8 63 Abs. 3 Satze 3 und 4 MarkenG). In der Sache ist sie jedoch
nicht begriindet. Die Markenabteilung hat die von der Widersprechenden an den
Markeninhaber zu erstattenden Kosten nach § 63 Abs. 3 Sétze 1 und 2 MarkenG

im Ergebnis zutreffend auf 859,80 Euro festgesetzt.



1. Die Kostenfestsetzung durch die Markenabteilung war zuldssig. Der im Wider-
spruchsverfahren ergangene Beschluss der Markenstelle vom 6. April 2006 und
die darin ausgesprochene Kostenauferlegung zu Lasten der Widersprechenden
sind rechtskréftig. Der nach der Kostenentscheidung erstattungsberechtigte Mar-
keninhaber hat einen Antrag auf Kostenfestsetzung gestellt und eine Berechnung
seiner Kosten eingereicht. Die Zustandigkeit der Markenabteilung folgt aus 8 56
Abs. 3 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 MarkenG; die funktionelle Zustandigkeit des
Kostenbeamten (im gehobenen Dienst) ergibt sich in entsprechender Anwendung
der Bestimmungen der Zivilprozessordnung (8 104) und des Rechtspflegergeset-
zes (8 21 Nr. 1).

2. Die Kostenfestsetzung in dem angegriffenen Beschluss ist auch inhaltlich und
rechnerisch im Ergebnis nicht zu beanstanden. Zu erstatten sind die Kosten des
patentamtlichen Verfahrens einschlief3lich der den Beteiligten erwachsenen Kos-
ten, soweit sie zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und Rechte
notwendig waren (8 63 Abs. 1 Satz 1 MarkenG).

a) Entgegen der Auffassung der Widersprechenden sind im markenrechtlichen
Widerspruchsverfahren die gesetzlichen Kosten (Gebihren und Auslagen), die
einem Beteiligten durch die Beauftragung eines Rechts- oder Patentanwalts ent-
stehen - nicht nur, wie hier, auf seiten des mit dem Widerspruch angegriffenen
Inhabers der jungeren Marke, sondern ganz generell - stets erstattungsfahig, und
zwar auch bezuglich solcher Verfahrensabschnitte, in denen kein sog. Anwalts-
zwang besteht (d. h. vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und dem Bun-
despatentgericht). Dies folgt aus der fur das markenrechtliche Widerspruchsver-
fahren (einschliel3lich des Verwaltungsverfahrens vor der Markenstelle) entspre-
chend anzuwendenden Regelung des 8§91 Abs.2 Satz1l ZPO (vgl. Bork in:
Stein/Jonas, ZPO, 22. Aufl.,, Bd. 2, 8§ 91 Rdn. 133; HuRtege in: Thomas/Putzo,
ZPO, 27. Aufl., 891 Rdn. 19, 20). Da markenrechtliche Widerspruchsverfahren
oftmals schwierige Rechtsfragen aufwerfen, im Hinblick auf die Benutzung der

Widerspruchsmarke nach § 43 MarkenG ebenso wie bezuglich der Beurteilung der



Verwechslungsgefahr der sich gegentberstehenden Marken nach 8 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG, ist die Vertretung durch Rechts- oder Patentanwalte, unabhéngig vom
Einzelfall, zur zweckentsprechenden Wahrung der Anspriiche und Rechte eines
Beteiligten dienlich. Die Widersprechende kann dem Kostenerstattungsanspruch
somit nicht entgegenhalten, die Beauftragung von Anwalten sei mangels gesetz-
lichen Vertretungszwangs nicht ,notwendig“ gewesen, die dadurch entstandenen

Kosten habe der Markeninhaber selbst verursacht und seien von ihm zu tragen.

b) Weiterhin nicht zu beanstanden ist, dass fir die Berechnung der Geschaftsge-
bihr des Rechtsanwalts von einem Gegenstandswert fur die anwaltliche Tatigkeit
in H6he von 20.000,-- Euro ausgegangen worden ist. Der Gegenstandswert muss
nicht durch gesonderten Beschluss vorab festgesetzt werden, sondern kann - inzi-
dent - ermittelt und der Gebihrenberechnung zugrunde gelegt werden; der Kos-
tenfestsetzungsbeschluss unterliegt dann allerdings im Beschwerdeverfahren

auch im Hinblick auf den Gegenstandswert der gerichtlichen Uberprifung.

Maf3gebliche gesetzliche Grundlagen fir die Ermittlung der Gebuhren von Rechts-
anwalten - in gesetzlicher HOhe, die im vorliegendem Verfahren allein erstattungs-
fahig sind (vgl. 8 91 Abs. 2 Satz1 ZPO analog) - ist das Rechtsanwaltsvergu-
tungsgesetz (RVG), welches auf den vorliegenden Fall anzuwenden ist, da an der
vom Markeninhaber beauftragten Kanzlei (neben Patentanwalten) Rechtsanwaélte
beteiligt und im Widerspruchsverfahren auch tétig geworden sind. Im Verwaltungs-
verfahren - um ein solches handelt es sich beim markenrechtlichen Widerspruchs-
verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt, unbeschadet der eher jus-
tizformigen Ausgestaltung im Einzelnen (vgl. BVerfG GRUR 2003, 723 reSp.) - ist
der Gegenstandswert, soweit sonstige Anhaltspunkte fehlen, gemald 8§ 23 Abs. 3
Satz 2 RVG nach biligem Ermessen zu bestimmen. Nach standiger Rechtspre-
chung des Bundespatentgerichts ist insoweit das wirtschaftliche Interesse des In-
habers der mit dem Widerspruch angegriffenen Marke an deren Erhalt mafl3geb-
lich, nicht aber der Wert der Widerspruchsmarke (vgl. Strobele in: Stro-
bele/Hacker, MarkenG, 8. Aufl., 8 71 Rdn. 23 m. w. Nachw.). Dieser Grundsatz gilt



fur das patentgerichtliche Widerspruchs-Beschwerdeverfahren ebenso wie fir das
- vorliegend betroffene - patentamtliche Widerspruchsverfahren, wobei fir beide
vorgenannten Verfahren (anders als fir das evtl. nachfolgende Rechtsbeschwer-
deverfahren vor dem Bundesgerichtshof) regelmaRig derselbe Gegenstandswert

zugrunde gelegt wird.

Ersichtlich unzutreffend ist das Vorbringen der Widersprechenden, das wirtschaft-
liche Interesse des Markeninhabers am Erhalt seiner Marke sei mit ,Null“ zu be-
werten, weil die Marke ,...“ fur die beanspruchten Waren (vor allem des sog.
Oko-Sektors) freihaltebediirftig und somit schutzunfahig sei. Absolute Schutzhin-
dernisse nach § 8 MarkenG - somit auch der Gesichtspunkt der unmittelbar wa-
renbeschreibenden und deshalb freihaltebedurftigen Bezeichnung nach Abs. 2
Nr. 2 dieser Vorschrift - sind nicht Gegenstand der Prifung im Widerspruchsver-
fahren (vgl. 8 42 Abs. 2 MarkenG). Im Ubrigen ist in keiner Weise naheliegend,
dass die jingere Marke fir die beanspruchten Erzeugnisse schutzunfahig (oder

auch nur kennzeichnungsschwach) ware; dass ,...“ z.B. die Abklrzung fir

,alles Okologie“ sein soll, erschlielt sich namlich nicht auf Anhieb.

In der jingeren Rechtsprechung der Marken-Beschwerdesenate des Bundespa-
tentgerichts, einschlief3lich des vorliegend zur Entscheidung berufenen Senats, ist
der Gegenstandswert im markenrechtlichen Widerspruchsverfahren (Amtsverfah-
ren ebenso wie gerichtlichen Beschwerdeverfahren) im Normalfall auf
20.000,-- Euro festgesetzt worden (vgl. BPatG MarkenR 2007, 35), wobei es sich
um den unteren (Auffangs-)Gegenstandswert handelt. Da es sich hier mangels
entgegenstehender Anhaltspunkte um einen derartigen Normalfall handelt, ist
nicht zu beanstanden, dass der Kostenbeamte der Markenabteilung auch im vor-
liegenden Fall diesen Gegenstandswert der Geblhrenberechnung zugrunde ge-
legt hat. FUr eine Unterschreitung (z. B. auf den seitens der Widersprechenden

- hilfsweise - vorgeschlagenen Wert von 3.000,-- Euro) ist kein Raum.



c) Die Berechnung der gesetzlichen Rechtsanwaltsgebiihr nach § 2, § 13 RVG
I. V. m. dem Vergutungsverzeichnis (VV; wobei jetzt, in der ab 1. Juli 2006 gelten-
den Fassung die Nr. 2300 gilt, nicht mehr wie zuvor die Nr. 2400) und der Gebiih-
rentabelle (Anlage zum RVG) ergibt bei einem Gegenstandswert von
20.000,-- Euro und einem Gebuhrensatz von 1,3 den Betrag von 839,80 Euro. Die
Nr. 2300 VV sieht fur die Tatigkeit des Rechtsanwalts in einem Verwaltungsver-
fahren an sich einen Gebuhrenrahmen (vgl. 8 14 RVG) von 0,5 bis 2,5 vor (wobei
allerdings eine hohere Gebuhr als 1,3 nur bei umfangreicher und schwieriger Téa-
tigkeit gefordert werden kann). Da der Markeninhaber seine Forderung, was den
Gebuhrensatz anbetrifft, von vornherein auf 1,3 beschrankt hat und, wie im Kos-
tenfestsetzungsbeschluss zutreffend ausgefuhrt ist, eine Absenkung nicht aus
sonstigen Grinden geboten erscheint, verbleibt es bei dieser Regelgebuhr (der
Begriff ,Mittelgebihr” ist in diesem Zusammenhang verfehlt, diese lage bei 1,5;
vgl. Madert in: Gerold/Schmidt, RVG, 17. Aufl., zu VV 2300, S. 947).

d) Der Pauschalsatz fir die als sonstige Kosten gemal} 8 63 Abs. 1 Satz 1 Mar-
kenG erstattungsfahigen Postauslagen beléauft sich nach Nr. 7002 VV RVG, wie
festgesetzt, auf 20,-- Euro.

e) Die auRerdem ausgesprochene Verzinsung ergibt sich aus 8 63 Abs. 3 Satz 2
MarkenG i. V. m. 8 104 Abs. 1 Satz 2 ZPO, § 247 BGB.



3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach § 71 Abs. 1 MarkenG der
Widersprechenden aufzuerlegen. In einem Nebenverfahren, wie dem der Be-
schwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss, entspricht es regelmafiig der
Billigkeit, dass dem Obsiegenden, d. h. hier dem Markeninhaber, die ihm entstan-
denen Kosten zu erstatten sind (vgl. Strébele in: Strobele/Hacker, a. a. O, 871
Rdn. 17).

Prof. Dr. Hacker Dr. Kober-Dehm Viereck

Hu



